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專利話廊 
判斷專利有效性之明確性與進步性要件應嚴予區分 
 

  林美宏 律師 
 

前言 
  申請人針對一種用於轉換工作站之裝置向經濟部智慧財產

局（下稱「智慧局」）提出發明專利申請；智慧局於初審審查期

間發出審查意見通知函，以兩件引證案指摘系爭申請專利之部

分請求項不具進步性。申請人嗣後提出申復，說明系爭案所請

發明與引證案間之差異；惟智慧局認為申請人之申復理由仍無

法克服系爭申請專利之部分請求項不具進步性之情事，遂以系爭申請專利案欠缺

進步性為由，作出初審核駁審定書予以核駁。 
  申請人因認智慧局初審核駁審定書所載理由並不合理，復提出再審查之申

請。智慧局於再審查期間以審查意見通知函指摘系爭申請專利請求項有記載不明

確之情事。雖經申請人提出申復說明，惟智慧局仍認定系爭申請專利部分請求項

欠缺明確性，有違專利法第 26 條第 2 項之規定，最後以再審核駁審定書將系爭

申請專利案予以核駁。申請人不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，遂向智慧財產

法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分與訴願決定；該案業經智慧財產法院審理並

作成 104 年行專訴字第 113 號行政判決。經查，此案例之原處分有若干違誤之

處，本文摘要如下： 
一、 原處分理由認為系爭申請專利請求項 1 未記載吹風部件 (330)、吸引構

件 (320) 與薄片 1 之相對位置，有違明確性之要求。惟按審查基準第二篇第

一章 2.4.1.7 「倘該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、

製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求

項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特

徵，應認定請求項為明確」；申請人所提出技術手段係「吹風部件能夠在薄

片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引部件而得以修平」，其為

所屬技術領域中具有通常知識者可依據該技術領域之通常知識而得具體想

像一物之情形。故吹風部件，吸引構件與薄片各種相對位置之配置，用以達

成薄片插入工作站中之階段，固持薄片之後部部分之各種配置，非僅限於系

爭申請專利說明書之具體實施例之相對位置。準此，原處分機關強迫申請人

將該等記載於說明書之實施例內容界定於系爭申請專利請求項中，即非合理

有據。 

二、 原處分基於申請人對於初審引證案的差異說明，指摘系爭案部分請求項

1、2 和 4「並無氣流方向和薄片移動方向之界定，難謂記載明確」，有違專

利法第 26 條第 2 項之規定。惟系爭案所請發明與先前技術之間的差異，應

係與新穎性或進步性要件之探究有關，而與申請專利範圍的明確性無涉。倘

若原處分機關認為系爭案與初審引證案之間的差異在於「氣流方向和薄片移

動方向之界定」，則應以系爭案所請發明不具進步性，違反專利法第 22 條第

2 項為由核駁系爭案，而非以違反專利法第 26 條第 2 項為核駁理由。原處分

機關顯然混淆了專利有效性要件中有關新穎性／進步性與明確性之間的分

野。說明如下： 
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(一) 申請專利範圍明確性的問題在於系爭案各請求項的範圍是否明確，使得

所屬技術領域中具有通常知識者可以了解其範圍，而得據以比較該範圍

與先前技術之間的差異。在申請專利範圍不明確（亦即無法確定申請專

利範圍的界線何在）的情況下，是無法對於系爭案所請發明的新穎性和

進步性進行判斷的。因此唯有在申請專利範圍確定後，才能據此範圍進

一步比較系爭案所請發明與先前技術之差異，繼而進行新穎性和進步性

之判斷。易言之，系爭案所請發明必須先具備明確性，方能據以判斷所

請發明的新穎性和進步性。 
(二) 原處分機關既已能夠在審查階段針對系爭案各請求項進行檢索，且就系

爭案諸請求項與先前技術之間的差異進行比對，此等事實足以合理推知

原處分機關實已能確定系爭案之申請專利範圍，因而得據其所確認之範

圍進行先前技術之檢索與比對，是以系爭案的申請專利範圍確實符合專

利法對於明確性之要求，應足堪認定。 
(三) 綜上，於判斷明確性要件時，應以請求項所記載之內容為準，參酌說明

書揭露之內容、申請時之通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知

識者，就申請當時對申請專利範圍之認知，能夠明確瞭解請求項記載文

字之意義，而對其申請專利範圍不會產生疑義，即為已足；而非引述先

前技術之內容，執以作為判斷明確性之依據。職是，原處分機關以初審

引證案比對系爭申請案，認定系爭專利申請之請求項 1、2 及 4 未記載與

引證案差異之技術特徵為由，指摘請求項 1、2 及 4 不符合明確性要件，

其判斷顯與法有違。 
 

結語 
  原處分機關之上揭違誤由於混淆了專利有效性要件中有關新穎性／進步性

與明確性之判斷要件，於行政訴訟之審理過程中亦衍生以下疑慮：系爭申請案範

圍是否過廣而涵蓋到先前技術的範圍？惟因原處分係以欠缺明確性為由核駁系

爭申請案，並未指摘系爭申請案範圍有過廣而涵蓋到先前技術之情事；加上本件

行政訴訟承審法官於準備程序中依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 270 
條之 1 第 1 項第 3 款及第 463 條規定整理並與當事人協議簡化爭點，而僅將系爭

申請案是否具備明確性列為主要爭執事項，是以本件行政訴訟案件亦僅得就此明

確性爭點加以審究。 

  至於系爭申請案的範圍是否過廣而涵蓋到先前技術的範圍乃屬於新穎性或

進步性之爭議，尚待原處分機關另為審查，故智慧財產法院審理後因肯認系爭申

請案符合明確性要件而以判決撤銷訴願決定及原處分；惟就系爭申請案是否符合

其他專利有效性要件，或有無其他不應准予之理由，則另命原處分機關依其法律

見解再為審查裁量。 
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德國新型與設計專利之展覽優先權(Exhibition priority) 
                             張撼軍 

   
一、前言 
  專利案之申請日是一個用來與其他前案資料比較、判斷是否具新穎性、進步

性…等專利要件的基準日，而主張優先權則可以將基準日進一步提早到該優先權

基礎案的申請日，以排除優先權日至申請日之間已公開而會影響該專利申請案之

專利要件的前案。此外，申請人也可在能主張優先權的期間內考慮是否進一步向

其他國家提出專利申請。因判斷專利要件的基準日對一件專利申請案至關重要，

故大多數國家的專利法均有可主張國際優先權或國內優先權的相關規定。 
 
二、德國專利法對優先權的相關規定 
  以德國來說，其發明專利採實體審查制，須經審查委員確認專利要件沒有問

題並在 9 個月的異議期間無人提出會影響可專利性的前案資料，才可確定取得專

利權；新型和設計專利則均採註冊制，提出申請後大約三個月即可獲准專利，後

續則以公眾審查方式來確保其專利品質。 
  其中，該發明、新型和設計專利在申請時均可對一在先申請之外國專利案主

張國際優先權，發明和新型專利申請案必須在該外國先申請案的申請日起 12 個

月內提出申請並主張優先權，此優先權期間在設計專利為 6 個月。發明和新型專

利申請案亦可在申請時對一在先申請之德國發明或新型專利申請案主張國內優

先權，時間必須在該德國先申請案的申請日起 12 個月內，但設計專利申請案無

法主張國內優先權。 
  比較特別的是，德國的新型和設計專利除了可以藉由註冊制而快速獲准專利

權之外，在新型專利法第 6a 條和設計專利法第 15 條還規定新型和設計專利案

可以主張「展覽優先權」，亦即若在所請專利第一次展出後的 6 個月內提出新型

或設計專利申請，將可針對該展出主張展覽優先權，讓審查專利要件時的基準日

提早到該新型或設計專利第一次展出的日期。該展覽須為德國聯邦司法部 
(Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) 公布在聯邦公報 
(Federal Gazette) 上的德國國內或國外展覽。需要注意的是，發明專利申請案

無法主張展覽優先權。 
  上述展覽優先權係源於巴黎公約第 11 條第(1)項之規定：「各同盟國家應依

其國內法之規定，對於任一同盟國家領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展

出商品之專利發明，新型，新式樣及商標賦予臨暫時性保護。」此規定僅規範各

同盟國家應立法、暫時保護參展之物品的工業財產，至於保護方式則由各國自行

決定。 
  而大部分國家對於展覽的公開多以「優惠期 (grace period)」來進行保護，

讓申請人可以藉由主張優惠期來將申請人因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列

於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露的公開情事排除於會使

該專利案喪失新穎性、進步性的事由之外，至於展覽優先權則大多在商標法中進

行相關規定。 
  優惠期與展覽優先權的差異在於，優惠期只能排除申請人自身導致的公開，

但無法排除他人的公開，而但展覽優先權則與國內優先權或國際優先權類似，可

以讓審查專利要件時的基準日提早到該新型或設計專利第一次展出的日期，排除

該第一次展出日至專利申請日之間所有會影響該專利申請案之新穎性、進步性的
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公開資料。因此，展覽優先權較優惠期對專利申請人更為有利！ 
  下列為一有主張展覽優先權之德國新型專利案的公報，公報上會註明該新型

專利案據以主張展覽優先權之展覽名稱 (Cebit) 與展出日期（2006年3月9日）。 

 

 
 
三、小結 
  臺灣每年有許多廠商會到德國參加諸如漢諾威電腦展(Cebit)、科隆五金展…
等各種大型展覽，其中保護所欲展出之發明創作最好的作法當然是在參展前先提

出專利申請、取得申請日。然而，如果在參展後才想要在德國申請專利保護，且

沒有申請日早於展出日的其他國家在先申請案可以主張國際優先權，可善加利用

德國新型與設計的展覽優先權制度，使該發明創作不致因參展而喪失新穎性、進

步性。 
 

主張展覽優先權
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